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vastaan
BALEMA GmbH, [- -] Kehl-Marlen,
kantajana ja Revision-menettelyn vastapuolena,
[--1
[alkup. s. 2]

Bundesgerichtshofin | siviilijaosto on 1.2.2018 pidetyn suullisen kasittelyn [— —]
perusteella

paattanyt seuraavaa:
I Asian kasittelya lykataan.

Il Euroopan unionin tuomioistuimelle gsitetdan nimityksen, Kirjaamisesta
suojattujen  alkuperanimitysten ja. suojattujen, maantieteellisten
merkintojen rekisteriin (Aceto Balsamico di Medena (SMM)) 3.7.2009
annetun komission asetuksen (EY) N:0.583/2009 (EUVL 2009, L 175,
s. 7) 1 artiklan tulkinnasta Seuraava ennakkoratkaisukysymys:

Kattaako koko nimityksen ”Ac¢eto Balsamico di Modena” suoja timéin
yhdysnimikkeen @@muodostavien ~ yksittaisten  ei-maantieteellisten
termien (”Aceto”, "Balsamice”, *Aceto Balsamico™) kdyton?

[alkup. s. 3]
Perustelut:

A Kantaja valmistaa etikkapohjaisia tuotteita ja myy niitd Badenin alueella.
Se on myynytivahintddn 25 vuoden ajan nimityksilld ”Balsamico” ja “Deutscher
Balsamico® tuotteita, joiden jidljempédnd kuvatuissa paillysmerkinndissd on joko
teKsti *Fheo der Essigbrauer, Holzfassreifung, Deutscher Balsamico traditionell,
naturtriib “aus badischen Weinen” [Theo etikanvalmistaja, Kkypsytetty
puutynnyrissg, perinteinen saksalainen balsamico, luontaisesti samea, valmistettu
badenilaisista viineistd] tai 1. Deutsches Essig-Brauhaus, Premium, 1868,
Balsamico, Rezeptur No. 3” [1. saksalainen etikanvalmistaja, Premium, 1868,
Balsamico, resepti nro 3].
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2  Vastaaja on sellaisten tuottaji \ &, joiden valmistamissa tuotteissa
kiytetddn nimitystéi ¢ odena”. Téssd nimityksessd on kyse

nimityksen
maantiet I
3.7.2009

mmltyksest '

alkuperanimitysten ja  suojattujen
(Aceto Balsamico di Modena (SMM))
etuksen  (EY) N:o 583/2009 mukaisesta
ico di Modena”, jota kédytetiin Modenan alueella

erkintdd ”Aceto Balsamico di Modena”, ja on siksi vaatinut
ettamaan nimityksen kayton.

4  Kantajan vastaajaa vastaan nostama negatiivinen vahvistuskanne jai
tuloksettomaksi [ —].

5  Muutoksenhakuasteessa kantaja on vaatinut

toteamaan, ettei kantaja ole vastaajaan nahden velvollinen lopettamaan nimityksen
”Balsamico” kdyttod Saksassa valmistetuista etikkapohjaisista tuotteista, jos
kaytto tapahtuu jaljempéna kuvatussa muodossa
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[esitetdan edelld kuvatut paallysmerkinnét]

Muutoksenhakutuomioistuin hyvéksyi kanteen [~ —]. Revision-valituksessaan,
johon muutoksenhakutuomioistuin myonsi luvan ja jonka hylkd&dmistd kantaja
vaatii, vastaaja toistaa vaatimuksensa kanteen hylk&amisesta.

B. Revision-valituksen menestyminen riippuu asetuksen (EY) N:o 583/2009 1
artiklan tulkinnasta. Ennen kuin valituksesta pé&atetaan, asian ké&sittelya on tdman
vuoksi lykéttdva, ja Euroopan unionin tuomioistuimelle on esitettava SEUT 267
artiklan ensimmaéisen kohdan b alakohdan ja kolmannen kohdan mukaisesti
ennakkoratkaisupyynto.

I. Muutoksenhakutuomioistuin on katsonut, ettd kanne voidaanyottaa tutkittavaksi
ja etté se on perusteltu. Se on todennut tasta seuraavaa:

Vahvistusvaatimus voidaan ottaa tutkittavaksi. Vaatimus on myos perusteltu,
koska vastaajalla ei ole oikeutta kieltdd kantajad“kayttamasta etikasta nimitysta
”Balsamico”. Tavaramerkkilain (Markengesetz, jiljempéana MarkenG) 135 §in 1
momentin mukaista oikeutta ei ole, kaeska ' tdman mimityksen kaytolla ei
[alkup. s. 5] rikota maataloustuotteiden ja “elintarvikkeiden laatujarjestelmisté
21.11.2012 annetun Euroopan parlamentin ja“neuvesten asetuksen (EU) N:o
1151/2012 (jaljempéana perusasetus) 13artiklan 1 kohdan ensimmadisen alakohdan
b alakohtaa. Asetuksella (EY) N:o 583/2009_ nimitykselle ”Aceto Balsamico di
Modena” annettu suoja koskeejyainoastaan koko nimitystd muttei yhdysnimikkeen
muodostavia yksittéisia ei{maantieteellisia termejd, vaikka niitad kaytettaisiinkin
yhdistelmind. Asetuksen (EX).N:o, 583/2009 johdanto-osan kymmenennesté
perustelukappaleesta ¢ woidaan johtaa, ettei yhdysnimikkeen muodostavien
yksittaisten gei-maantieteellisten termien kayton sallittavuutta pidd arvioida
perusasetuksen.d3.artiklan 1 kohdan toisen alakohdan perusteella.

Oikeutta kieltad kantajaa“ kayttamasta kyseistda nimitystd ei ole mydsk&an
MarkenGin 126 §:n 1 momentin eika 127 §:n 1 momentin perusteella, koska
kantaja er ole kayttanyt/maantieteellista alkuperdmerkintédd vastaavaa nimitysta.
Kyse “eigole MarkenG:n 127 8:n 4 momentissa kielletystd maantieteellista
alkuperaa “koskevasta  harhaanjohtavasta  tiedosta, koska  moitituissa
paallysmerkinn@issa viitattiin selvasti siihen, etta tuote on valmistettu Saksassa.

Il. Revision-valitus on hyvéksyttava, jos kantajan kayttamilla nimityksilla
”Balsamico™ ja "Deutscher Balsamico” rikotaan MarkenG:n 135 §:n 1 momenttia,
luettuna yhdessé perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan ensimmadisen alakohdan a
tai b alakohdan kanssa.

1. Perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan ensimmaéisen alakohdan a ja b alakohdan
mukaan rekisterdidyt nimet on suojattu (a alakohta) suoralta tai vélilliselta
rekisterdidyn nimen kaupalliselta k&ytolta tuotteissa, joita rekisterdinti ei koske,
Jos tuotteet ovat verrattavissa talla nimella rekisterdityihin tuotteisiin tai jos nimen
kaytolla voi hy6tya suojatun nimen maineesta, myos silloin, kun kyse on
tuotteiden k&ytosta ainesosana, ja (b alakohta) véarinkaytoltd [alkup. s. 6],

4
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jaljittelylté tai mielleyhtymiltd, vaikka tuotteiden tai palveluiden oikea alkupera on
merkitty tai vaikka suojattu nimi on k&annetty tai siihen on liitetty esimerkiksi
ilmaisu “laatu”, “tyyppi”, “menetelma”, “tuotettu kuten”, “jdljitelmd” tai muu
vastaava ilmaisu, myos silloin, kun kyse on tuotteiden kaytosta ainesosana. Jos
suojattuun alkuperénimitykseen tai suojattuun maantieteelliseen merkintdan
sisdltyy yleisnimend pidetyn tuotteen nimi, perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan
toisen alakohdan mukaan yleisnimen kayton ei katsota olevan perusasetuksen 13

artiklan 1 kohdan ensimmaisen alakohdan a eikad b alakohdan vastaista.

Vastaajan  esittdamd  kieltovaatimus, joka on riitautettu _negatiivisessa
vahvistuskanteessa, edellyttaa siten, ettd asetuksen (EY) N:o 583/2009:4 artiklassa
koko nimitykselle “Aceto Balsamico di Modena” anngttava ‘suojaikattaa
yhdysnimikkeen muodostavien yksittdisten ei-maantieteellisten termicn, (?Aceto”,
”Balsamico”, ”Aceto Balsamico’’) kdyton.

2. Asetuksen (EY) N:o 583/2009 1 artiklan ‘mukaan_taman asetuksen
liitteessd 1 oleva nimitys “Aceto Balsamico .di Modena (SMM)”“on kirjattu
suojattujen alkuperadnimitysten ja suojattujen. maantieteellisten ~merkintdjen
rekisteriin. Kantajan tuotteet, joista kdytetdan nimitystd “Balsamico”, eivét kuulu
tdman rekisterdinnin piiriin, koska ne eivat tayté kyseisen asetuksen liitteeseen 11
sisaltyvaa Aceto Balsamico di Modenan tuote-eritelmaa.

3. Unionin tuomioistuimen©eon selvennettavd Kysymysta siitd, kattaako
asetuksen (EY) N:o 583/20097 artiklan mukaisesti rekisterdidyn koko nimityksen
”Aceto Balsamico di Modena (SMM)” sueja yhdysnimikkeen muodostavien
yksittdisten ei-maantieteellistenstermien, “("Aceto”, “Balsamico”, “Aceto
Balsamico™) kdyton.

[alkup. sa7]

a)  Perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan toisesta alakohdasta ja unionin
tuomioistuimen oikeuskdytannostd ilmenee, ettd suojattu maantieteellinen
metkintd, Joka koostuu useista termeistd, voi perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan
ensimmaisen alakohdan a tai b alakohdan nojalla olla suojattu paitsi koko
merkinnan kayttoa myos sen yksittaisten termien kéayttoa vastaan.

aa) “Perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan toisella alakohdalla saannell&an sitéa
erityistapausta, jossa suojattuun maantieteelliseen merkintaan sisaltyy yleisnimena
pidetyn tuotteen nimi, ja saddetdan taltd osin, ettei tdman yleisnimen kayton
katsota olevan perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan ensimmadisen alakohdan a eik&
b alakohdan vastaista. Kyseisessa sddnnoksessa edellytetddn néin ollen, ettd
suojattuun maantieteelliseen merkintdén sisaltyvan termin (nimittdin tuotteen
nimen) kayttd voi olla perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan ensimmaisen
alakohdan a tai b alakohdan vastaista.

bb)  Unionin tuomioistuimen oikeuskaytdnnostd samoin ilmenee, ettd
alkuperanimityksend tai maantieteellisend merkintdnd rekisterdidyn koko
nimityksen suoja voi kattaa sen yksittéaiset osat. Unionin tuomioistuin on katsonut,
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ettd perusasetuksen (tuolloin asetus [ETY] N:o 2081/92, sen jélkeen asetus [EY]
N:0 510/2006 ja nykyisin asetus [EU] N:o 1151/2012) 13 artiklan 1 kohdan
ensimmadisen alakohdan b alakohdan nojalla sanan parmesan” kéyttdminen
loukkaa suojattua alkuperdnimitystd “~Parmigiano Reggiano” (ks. tuomio
26.2.2008, komissio v. Saksa, C-132/05, EU:C:2008:117 [- —] — Parmigiano
Reggiano). Unionin tuomioistuin on lisdksi todennut, ettd kysymystd siita,
loukataanko “Bavaria”-tavaramerkin kaytolla suojattua maantieteellistd merkintaa
”Bayerisches Bier”, on tutkittava perusasetuksen 13 artiklan perusteella (ks.
[alkup.s. 8] tuomio 2.7.2009, Bavaria ja Bavaria Italia, C-343/07,
EU:C:2009:415 [--]).

b) Useista termeistd koostuvan suojatun maantieteellisen merkinnanisuojan
laajuutta voidaan kuitenkin rajoittaa komission nimen rekisteroimisekshantamalla
taytantoonpanosadadokselld sikali, ettei suoja kata tdmangmerkinndn yksittaisten
termien kayttoa.

aa)  Nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperanimitystenyja“suojattujen
maantieteellisten merkintdjen rekisteriin [Gouda Halland“(SMM)] 2.12.2010
annetun komission asetuksen (EU) N:o 1122/2010 1 artiklan taisessa virkkeessé
todetaan, ettd nimitystd “Gouda” voidaan ‘edelleen kéyttdd, kunhan unionin
oikeusjarjestyksen mukaisia periaatteita ja,séantojanoudatetaan. Saman asetuksen
johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa tedetaan seuraavaa:

”Vaikuttaa siltd, etteivédts vastavditteiden esittdjat viitanneet koko nimeen
’Gouda Holland’ vdittdessaan, », ettd) rekisterdinti vaarantaisi nimet,
tavaramerkit tai tuotteet jasettérekisterortévaksi ehdotettu nimi on yleisessa
kdytossd, vaan vastavdite kohdistui vain nimen osaan eli ’Goudaan’. Suoja
myoOnnetddn kuitenkinjmimitykselle *Gouda Holland’ kokonaisuudessaan.
Asetukseny(EY) N:0,510/2006 13 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla
nimitystda 'Gouda™ voidaan edelleen kéyttdd, kunhan unionin
oikeusjarjestyksen:mukaisia periaatteita ja saantdja noudatetaan. Selkeyden
vuoksi eritelméé jayhteenvetoa on muutettu tdimin mukaisesti.”

Nimityksen \ Kirjaamisesta suojattujen alkuperanimitysten ja suojattujen
maantieteellisten merkintdjen rekisteriin [Edam Holland (SMM)] 2.12.2010
annettuun  komission asetukseen (EU) N:o 1121/2010 sisaltyy vastaavia
sdannoksié.

[alkup. s. 9]

Unionin tuomioistuimen oikeuskéytannosta ilmenee, ettd tdma suojatun
maantieteellisen merkinndn suojan laajuuden rajoitus on pateva. Unionin
tuomioistuin on viitannut mainituilla asetuksilla rekisterdityjen suojattujen
maantieteellisten merkintéjen “Gouda Holland” ja "Edam Holland” osalta ndiden
asetusten 1 artiklaan ja johdanto-osan kahdeksanteen perustelukappaleeseen ja
todennut, ettd ndm& merkinndt on suojattu pelkastaan koko nimityksen kayttoa
eikd yksittdisten osien “Gouda” ja “Edam” kéyttod vastaan (ks. méérdys
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6.10.2015, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse v. komissio, C-
519/14 P, [~ -], 21 kohta — Gouda Holland ja maéardays 6.10.2015,
Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse v. komissio, C-517/14 P, [- -]
21 kohta — Edam Holland).

bb)  Revision-valituksessa véitetddn tuloksetta, ettei komissio voi tehda
perusasetuksen ensisijaista soveltamista tyhjaksi pelkillda rekisterdintiasetuksen
johdanto-osan perustelukappaleisiin siséltyvilla huomautuksilla, jotka koskevat
yhdysnimikkeen suojan alaa, silld seurauksella, etteivat tuomioistuimet voisi
tutkia sitd, onko suojattuun merkintdan sisaltyvassa tuotteen nimessé kyseessa
yleisnimi.

On tosin niin, ettd normihierarkian noudattamisen periaatteen, mukaan
tdytantdonpanoasetuksella  ei  voida poiketa siitd  ylemmaéanasteisesta
perusasetuksesta, joka silla pannaan taytantoon (ks. suomioy13.4.2041, Saksa v.
komissio, T-576/08, EU:T:2011:166, 100 kohta. oikeuskaytantoviittauksineen).
Nyt kyseessda olevat tdytant6onpanoasetukset “heivat f kuitenkaan poikkea
perusasetuksesta, kun niissa séadetadn kirjattavan nimityksemsuojan laajuudesta.
Komissiolla on perusasetuksen jarjestelman,mukaisesti“toimivalta tehdd paatos
merkinnan rekisterdinnista tapauksissa, joissa esitetdaan vastavaiteilmoituksia eika
sopimukseen péastd (ks. perusasetuksen,51 artikla ja 52 artiklan 3 kohdan b
alakohta).

[alkup. s. 10]

cc)  Se, ettd nimityksen ‘rekisteréinninyperusteella myonnetty suoja voi olla
rajattu, seuraa siitd, @ttd hakija voi tlmaista, ettei hae suojaa koko nimityksen
osille. Siteny, neuvoston, asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa sdddetyn
menettelyn mukaisesta “ maantieteeltisten merkintdjen ja alkuperdisnimitysten
rekisterdinnisté 12.6.2996 ‘annetun komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 useissa
alaviitteissa thuomautetaan,” ettei suojaa haeta nimityksen yksittéisille osille —
esimerkiksi “mimelle 7Camembert” koko nimityksessd “Camembert du
Nowmmandie” tai nimelle Emmental” koko nimityksessd "Emmental de Savoie”.

Lisaksi esimerkiksi nimityksen Kirjaamisesta suojattujen alkuper&nimitysten ja
suojattujen maantieteellisten merkintdjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o
2400/96 liitteen taydentamisesta (Ricotta Romana) — (SAN) 13.5.2005 annetun
komission,, asetuksen (EY) N:o 737/2005 johdanto-osan viidennessé
perustelukappaleessa selvennetddn, ettd hakemus koskee ainoastaan Ricotta
Romana -nimityksen suojaamista ja ettd Ricotta-ilmaisua voidaan kayttaa
vapaasti. Se, ettei suoja kata koko nimityksen yksittdisia osia, seuraa naissé
tapauksissa itse rekisterdintiasetuksesta [- —].

Tuomiossa Chiciak ja Fol yhteisjen tuomioistuin totesi, ettd moniosaisen
nimityksen  kaikki  osat eivat valttdmattd ole suojattuja, vaikka
rekisterdintiasetuksessa el ole alaviitettd, jossa tdsmennetdan, ettd
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rekisterdintihakemus ei koske tiettyd osaa nimityksestd (ks. tuomio 9.6.1998, C-
129/97 ja C-130/97, EU:C:1998:274 [ -]).

[alkup. s. 11]

C) Késiteltdvassé asiassa sitd, ettd suojan laajuus on rajattu koko nimitykseen
”Aceto Balsamico di Modena” eikd sen yksittdisid ei-maantieteellisia osia ole
suojattu, tukevat asetuksen (EY) N:o 583/2009 johdanto-osan kolmas, viides ja
kymmenes perustelukappale, joissa todetaan seuraavaa:

”’(3) Saksan vastaviite liittyi erityisesti siithen, ettd suojatun maantieteellisen
merkinndn ’Aceto Balsamico di Modena’ rekisterdinti voisi: ollathaitaksi
tuotteille, joita on ollut laillisesti markkinoilla ainakin“wiiden vuoden-ajan
nimityksill4 Balsamessig/Aceto balsamico. Saksa myo6s vaittéd, ‘etta nama
nimitykset ovat luonteeltaan geneerisid. Lisdksl Saksa toi esille, etta
alkuperaalueella suoritettaviin valmistusvaiheisiinliittyy epéaselvyyita.

(5) Kreikka puolestaan toi esiin, ettd muun muassa nimityksilld ’balsamico’
ja ’balsamon’ markkinoidun balsamietikan tuotannella on'suuri merkitys sen
alueella ja ettd nimityksen ’Aceto Balsamico di “Modena’ rekisterdinti
vaikuttaisi néin ollen kielteisestigéihin tuotteistingjotka ovat olleet laillisesti
markkinoilla ainakin viiden vuodenyajan. Kreikka myos véittds, ettd
nimitykset ’aceto balsamicé’;, ’balsamic’ jnesovat’'geneerisia.

(10) Nayttaa silta, (ettd rekisteroitavéksi ehdotetun nimen geneerista
luonnetta koskevat Saksan_ja. Kreikan:vastavaitteet eivat koske kyseista
nimitystd kokon@aisuudessaan, siigynimitystd ’Aceto Balsamico di Modena’,
vaan sen joitain) OSia, nimittdin termejd ’aceto’, ’balsamico’ ja ’aceto
balsamico’ tai niiden kadnnéksia. Kyse on kuitenkin yhdysnimikkeen *Aceto
Balsamico diy Modena’ suojaamisesta. Yhdysnimikkeen muodostavia
yksittéisia ei-maantieteellisid termejd ja niiden kadnnoksid voidaan kayttaa
yksindanitai yhdistelminéd yhteison alueella yhteisén oikeuden periaatteiden
ja sadntojemmukaisesti.”

Johdanto-osan, kymmenennen perustelukappaleen kolmanteen virkkeeseen
sisaltyvilla toteamuksilla komissio on voinut ilmaista, ettei koko nimityksen suoja
kata “sen vyksittaisia ei-maantieteellisia osia, jotka ovat Saksan ja Kreikan
vditemenettelyssa esittdmien vaitteiden mukaan yleisnimia.

[alkup. s. 12]

Se, ettei kéasiteltdvassa asiassa merkityksellisessa asetuksessa (EY) N:o 583/2009
viitata nimenomaisesti perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan toiseen alakohtaan —
ja kun otetaan myds huomioon edelld mainitut asetukset, joihin on sisallytetty
vastaava viittaus —, ei mahdollista oikeuskysymyksen yksiselitteistd selventamista.
Asetuksen (EY) N:o 583/2009 johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen
muotoilu, jonka mukaan yhdysnimikkeen muodostavia yksittdisia ei-
maantieteellisid termejd voidaan “kayttad — — yhteison alueella yhteison oikeuden
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periaatteiden ja sddntdjen mukaisesti”, voitaisiin pikemminkin ymmartdd suojan
kohteen rajoitukseksi, kun tarkastellaan esimerkiksi asetusten (EU) N:o
1121/2010 ja 1122/2010 1 artiklan toiseen virkkeeseen sisdltyvééd vastaavaa
muotoilua.

d) Se, ettd suojan katsotaan rajoittuvan koko nimitykseen, ei olisi — toisin
kuin Revision-valituksessa esitetddn — ristiriidassa sen kanssa, ettd asetuksen
(ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa sdadetyn menettelyn mukaisesta
maantieteellisten merkintdjen ja alkuperanimitysten rekisterdinnistd annetun
komission asetuksen (ETY) N:o 1107/96 liitteen téydentdmisestd 17.4.2000
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 813/2000 on rekister@ity. suojatut
alkuperénimitykset ”Aceto Balsamico Tradizionale di Modena”) ja“?*Aceto
Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia”. Kyseiseen asetukseen ei tosin sisally=
toisin kuin asetukseen (EY) N:o 583/2009 — viittausta siihen, ettd keko nimityksen
ei-maantieteellisid osia voidaan k&yttd4 vapaasti, joten naiden, ei-maantieteellisten
osien kayton sallittavuutta on tutkittava jekaisessa / yksittaistapauksessa
perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan ensimmaisen alakohdan b alakehdan ja toisen
alakohdan perusteella.

[alkup. s. 13]

Se, ettei asetuksessa (EY) N:o 813/2000, viitata suojan rajattuun laajuuteen, mika
VoI johtua siit, etteivét jasenvaltiot esittineet edeltavassa
rekisterdintimenettelyssd vastavéitteita asetuksen (EY) N:o 2081/92 7 artiklan
(nykyisin perusasetuksen 51 ja 52 arttkla) mukaisesti, ei kuitenkaan ole esteend
kasiteltdvassa asiassa merkitykselliseny, myohemmin rekisterdidyn koko
nimityksen suojavaikutuksen rajoittamiselle.

[--]



